VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An: 



siehe Formular PCT/ISA/220 



PCT 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel 436/S.1 PCT) 



Absendedatum 

(Tag/MonatiJahr) siehe Formular PCTvlSA/21 0 (Blatt 2) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

siehe Formular PCT/ISA/220 



WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt 2 unten 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/050439 



Internationales Anmeldedaturn (Tag/MonaWahr) 
05.04.2004 



Prioritatsdatum (TagAAonaWahr) 
07.04.2003 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassrfikation und IPK 
C07D265/36, C07F9/6533, C07F15/00, B01J31/24, C07B53/DO 



Anmelder 
SOLVIAS AG 



1 . Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkert 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 43b/s.1 (a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der international en Anrneldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anrneldung 

2. WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf intern at ionale vorlaufige Prufung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der 
mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder 
eine andere Behorde als diese als IPEA wahlt und die gewahlte IPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1 bis b) 
mitgeteilt hat, daB schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehorde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder 
aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA£20 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA£20. 

3. Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA>220. 



El 


Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


III 


□ 


Feld Nr. 


IV 




Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Feld Nr. 


VII 


□ 


Feld Nr. 


VIII 



Name und Postanschrift der mit der internationalen 
Recherchenbehorde 



Europaisches Patentamt ♦ P.B. 5818 Patentlaan 2 

NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 

Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 

Fax: +31 70 340 - 3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 

CySullivan, P 

Tel. +31 70 340-4511 



(J) 



Formblatt (PCTyiSA^37) (Deckblatt) (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

1 . Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotide und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

□ Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3. □ Wurden mehr als eine Version Oder Kopie eines Sequenzprotokolls undybder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erklarungen, daB die Information in den nachgereichten 
Oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 



Formblatt PCTMSA/237 (Januar 2004) 



10/552 066 
JC12 Rec'd PCT/P7: 05 OCT 2005 

Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/050439 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/050439 



Feld Nr. II Prioritat ^ _ 

1 . H Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden: 

S Abschrift der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43b/s.1 
und 66.7(a)). 

□ Ubersetzung der fruheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht worden ist (Regel 43£>/s.1 
und 66.7(b)). 

Daher war es nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu prufen. Der Bescheid wurde trotzdem 
in der Annahme erstellt, daB das beanspruchte Prioritatsdatum das ma&gebliche Datum ist. 

2 □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung der beanspruchten Prioritat erstellt worden, da sich der 

Prioritatsanspruch als ungultig erwiesen hat (Regeln 43&/S.1 und 64.1). Fur die Zwecke dieses Bescheids 
gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das ma3gebliche Datum. 

3. □ Es war nicht moglich, die Gultigkeit des Prioritatsanspruchs zu uberprufen, da der Internationalen 

Recherchenbehorde zum Zeitpunkt der Recherche keine Kopie des Prioritatsdokuments zur Verfugung 
stand (Regel 17.1). Dieser Bescheid wurde daher unter der Annahme, dass das fur die Prufung relevante 
Datum der beanspruchte Prioritatstag ist, erstellt. 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 43£>/s.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tattgkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stiitzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit 


Ja: 


Anspruche 


1-13 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit 


Ja: 


Anspruche 


1-13 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit 


Ja: 


Anspruche: 


1-13 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1SA/ 237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/050439 



lm vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : EP 1 002 801 A (SOLVIAS AG) 24. Mai 2000 (2000-05-24) 

D2 : EP 0 850 945 A (TAKASAGO PERFUMERY CO LTD) 1 . Juli 1 998 (1 998-07- 
01) 

D3 : US 4 556 740 A (HANSEN HANS-JUERGEN ET AL) 3. Dezember 1 985 (1 985- 
12-03) 

D4 : SCHMID R ET AL: "NEW DEVELOPMENTS IN ENANTIOSELECTIVE 

HYDROGENATION" PURE &; APPLIED CHEMISTRY, PERGAMON PRESS, 
OXFORD, GB, Bd. 68, Nr. 1, 1996, Seiten 131-138, XP000884387 ISSN: 0033- 
4545 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Neuheit (Art 33(2) PCT) 

D1-D4 offenbaren ebenfalls phosphine und deren Metallkomplexen und Verwendung fur 
enantioselektiven Synthesen. 

Die Verbindungen der unabhangigen Anspruche 1 , 7 und 8 werden aber nicht in D1-D4 
beschreiben. Der Gegenstand der Anspruche 1 ,7 und 8 erfullt somit das Erfordernis von 
Art 33(2) PCT. Die Anspruche 2-5 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls das Erfordernis des PCT in bezug auf Neuheit. Das Verfahren zur Herstellung 
von den Verbindungen sowie deren Verwendung in Metallkomplexen ist als neu 
anzusehen. Der Gegenstand der Anspruche 6,9-13 erfullt daherdas Erfordernis von Art 
33(2) PCT. 

Erfinderische Tatigkeit 

Der Anmeldung ist folgende, der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe zu entnehmen 
(siehe Beschreibung, Seite 2, Zeile 3-14): es soil alternativen Verbindung zur Verwendung 
als Phosphinliganden bereitgestellt werden. 



Formblatt PCT/Beiblatt/237 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DER INTERNATIONALEN 
RECHERCHEBEHORPE (BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/050439 



Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 
der Fachmann erhielt aus D1-D4 keinene Hinweis, dass die obendefinierte 
Aufgabe durch das Verfahren gemaB Anspruch 6 und die Verbindungen gemaB 
Anspriiche 1 ,7 und 8 gelost werden konnte. Der Gegenstand der Anspruche 1 -1 3 erfullt 
somit das Erfordernis von Art 33(3) PCT. 



Formblatt PCT/Beiblatt/237 (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 



